Sygn. akt XXI1 GWo 39/20
POSTANOWIENIE

Dnia 3 wrze$nia 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wtasnos$ci Intelektualnej w sktadzie:

Przewodniczacy: s¢dzia Marian Kociotek

Protokolant: protokolant Alina Korytkowska

po rozpoznaniu w dniu 3 wrze$nia 2020 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z wniosku A. AG z siedzibg w Ingolstadt

V. AG z siedzibg w Wolfsburgu

S.a.s. z siedzibg w Mlada Boleslav

z udziatem K.K.

0 udzielenie informacji

postanawia:

1. nakaza¢ K.K. udzielenia w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia si¢
postanowienia informacji o :

Q) ilosci zamowionych 1 otrzymanych oraz ilo$ci zbytych, niepochodzacych od

uprawnionego: (a) zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych oznaczonych

unijnym znakiem towarowym EUTM 000018762 *

(b) emblematéw oznaczonych unijnym znakiem towarowym EUTM 000018762 *
lub oznaczeniem podobnym, oraz (c) zaslepek (oston) do samochodowych poduszek

powietrznych z emblematami oznaczonymi unijnym znakiem towarowym EUTM 000018762

—>Y" lub oznaczeniem podobnym, jak rowniez cenie uzyskanej przez naruszajgcg za

te towary - za okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.

(11) 1losci zamoéwionych 1 otrzymanych oraz ilosci zbytych, niepochodzacych od

uprawnionego: (a) zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych oznaczonych

eV
@
unijnymi znakami towarowymi: ,,VW”’ (EUTM 011238748); ,,VW” (EUTM

000703983) lub oznaczeniami podobnymi; (b) emblematow oznaczonych unijnym znakiem



< v'
towarowym ,,VW” Q (EUTM 011238748); ,,VW” (EUTM 000703983) lub

oznaczeni podobnymi, oraz (c) zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych z

9
. S . . W
emblematami  oznaczonymi unijnymi znakami towarowymi ,,VW (EUTM

011238748); ,,VW” (EUTM 000703983) lub oznaczeniami podobnymi, jak réwniez
cenie uzyskanej przez naruszajaca za te towary - za okres od | czerwca 2017 r. do 31 stycznia
2020,

(i) ilosci zamowionych 1 otrzymanych oraz ilosci zbytych. niepochodzacych od

uprawnionego: (a) zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych oznaczonych

unijnymi znakami towarowymi: ,,.SKODA AUTO" e(EUTM 000933598), SKODA

(EUTM 003065059) lub oznaczeniami podobnymi; (b) emblematow oznaczonych

unijnymi znakami towarowymi: ,,SKODA AUTO" g(EUTM 000933598), SKODA

# (EUTM 003065059) lub oznaczeniami podobnymi; oraz (c) zaslepek (oston) do

samochodowych poduszek powietrznych z emblematami oznaczonymi unijnymi znakami

towarowymi: ,,.SKODA AUTO" e(EUTM 000933598), SKODA
003065059) lub oznaczeniami podobnymi, jak rowniez cenie uzyskanej przez naruszajgca za
te towary - za okres od 1 czerwca 2017r. do 31 stycznia 2020r.

2. wyznaczy¢: A. AG z siedzibg w Ingolstadt, V. AG z siedzibg w Wolfsburgu oraz S.
a.s. z siedzibg w Mlada Boleslav termin dwoch tygodni od wykonania przez K.K. niniejszego
postanowienia na wystapienie z pozwem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci lub
odszkodowania;

3. zasadzi¢ od K.K. na rzecz : A.AG z siedzibg w Ingolstadt, V. AG z siedzibg w
Wolfsburgu oraz S. a.s. z siedzibg w Mlada Boleslav kwot¢ 2 331,- (dwa tysigce trzysta
trzydziesci jeden) ztotych tytutem zwrotu kosztow postgpowania, w tym kwote 1 731,- (jeden

tysigc siedemset trzydziesci jeden) ztotych tytulem zwrotu kosztow zastgpstwa procesowego.
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1.

Uzasadnienie
A. AG w Auto-Union, Niemcy (dalej: ,,A. ), V. AG w Wolfsburgu, Niemcy (dalej:
,V.”)1i8S. as. w Mlada Boleslav, Czech (dalej: :S. ”) pismem z 29 czerwca 2012 r. (data
nadania w placéwce pocztowej) wniesli o nakazanie K. K. udzielenia w terminie 14 dni
od uprawomocnienia si¢ postanowienia informacji o:
ilosci zamowionych 1 otrzymanych oraz ilosci zbytych, niepochodzacych od

uprawnionego: (a) =zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych

lub

oznaczeniem podobnym, (b) emblematow oznaczonych unijnym znakiem towarowym

oznaczonych unijnym znakiem towarowym EUTM 000018762

EUTM 000018762 * X lub oznaczeniem podobnym, oraz (c) zaslepek (oston) do

samochodowych poduszek powietrznych z emblematami oznaczonymi unijnym znakiem

towarowym EUTM 000018762 X/ lub oznaczeniem podobnym, jak réwniez

cenie uzyskanej przez naruszajgca za te towary - za okres od 1 czerwca 2017 r. do 31
stycznia 2020 r.
ilosci zamoéwionych i1 otrzymanych oraz ilo$ci zbytych, niepochodzacych od

uprawnionego: (a) zaSlepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych

\/
\(,j/.‘
oznaczonych unijnymi znakami towarowymi: ,,VW” Q (EUTM 011238748); ,,VW”

(EUTM 000703983) lub oznaczeniami podobnymi; (b) emblematéw oznaczonych

A/
2
unijnym znakiem towarowym ,,VW” Q (EUTM 011238748); ,,VW” (EUTM

000703983) lub oznaczeni podobnymi, oraz (c) zaslepek (oston) do samochodowych

poduszek powietrznych z emblematami oznaczonymi unijnymi znakami towarowymi

<v'
Vw” Q (EUTM 011238748); ,,VW” (EUTM 000703983) lub oznaczeniami

podobnymi, jak rowniez cenie uzyskanej przez naruszajaca za te towary - za okres od

2

| czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.;
ilosci zamowionych 1 otrzymanych oraz ilo$ci zbytych. niepochodzacych od

uprawnionego: (a) zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych



oznaczonych unijnymi znakami towarowymi: ,SKODA AUTO" e(EUTM

000933598), SKODA (EUTM 003065059) lub oznaczeniami podobnymi; (b)

emblematow oznaczonych unijnymi znakami towarowymi: ,,SKODA AUTO"

e(EUTM 000933598), SKODA (EUTM 003065059) lub oznaczeniami

podobnymi; oraz (c) zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych z

emblematami  oznaczonymi unijnymi znakami towarowymi: ,,SKODA AUTO"

e(EUTM 000933598), SKODA (EUTM 003065059) lub oznaczeniami

podobnymi, jak réwniez cenie uzyskanej przez naruszajacg za te towary - za okres od 1

czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2020 r. (pismo, k. 3-20)

K. K. w odpowiedzi na wniosek wskazata, ze odmawia udzielenia informacji, gdyz ich

przekazanie mogtoby narazi¢ jg na odpowiedzialno$¢ karng. (pismo z 19 sierpnia 2020 r. —

k. 199-200)

Na rozprawie 3 wrzesnia 2020 r. strony podtrzymatly stanowiska w sprawie. (protokét

rozprawy, 205-205)
Sad Okregowy ustalil.

Whioskodawcy sa spotkami nalezacymi do Grupy V. — niemieckiego koncernu
samochodowego — zajmujg si¢ produkcjag samochodow, jak réwniez akcesoridow

samochodowych i czeSci zamiennych. (odpisy z rejestrow — k. 29-51)

A. jest uprawniona do uzywania graficznego unijnego znaku towarowego

D

-’:zarejestrowanego 2 czerwca 1988 r. pod numerem 000018762, chronionego

do 1 kwietnia 2026 r., m.in. dla towaréw w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy i ich
czesci, w tym silniki do pojazdow). ($wiadectwa rejestracji — K. 52-57, wydruki z bazy
EUIPO — k. 58-59)



6. V. jest uprawniony do uzywania:

\wﬁ
a) graficznego unijnego znaku towarowego Q zarejestrowanego 12 lutego 2012 r.,
pod numerem 011238748, chronionego do 20 wrze$nia 2022 r., m.in. dla towarow

w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy i ich czesci, w tym silniki do pojazdow).

b) graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego 28 stycznia 1999 r.,
pod numerem 000703983, chronionego do 12 grudnia 2027 r., ., m.in. dla towarow
w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy i ich czeSci, w tym silniki do pojazdow).
($wiadectwa rejestracji — k. 66-106 i k. 111-128, wydruki z bazy EUIPO — k. 107-110
i k. 129-131)

7. S. jest uprawniona do uzywania:

a) graficznego unijnego znaku towarowego ezarejestrowanego 10 lutego 2000 r.,
pod numerem 000933598, chronionego do 18 wrzesnia 2028 r., m.in. dla towaréw w

klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy 1 ich czesci, w tym silniki do pojazdow);

zarejestrowanego 1 pazdziernika

2004 r., pod numerem 003065059, chronionego do 19 lutego 2023 r., m.in. dla

b) graficznego unijnego znaku towarowego

towaré6w w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy 1 ich czgsci, w tym silniki do
pojazdow);

($wiadectwa rejestracji — K. 132-134 i k. 137-139, wydruki z bazy EUIPO — k. 135-
137 i k. 140-142)

8. Znaki towarowe Wnioskodawcodw sg powszechnie znane. (bezsporne)
9. K.K. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa ,,M. ” w Lesznie, zajmujac si¢
m.in. sprzedazg detaliczng cze$ci 1 akcesoriow do pojazdow samochodowych, z

wylaczeniem motocykli. (CEIDG — k. 171)

10.  Jesienig 2019 r. Komenda Wojewodzkiej Policji w P. oraz komenda Miejskiej Policji

w L. zatrzymata w lokalu, w ktérym dzialalno$¢ gospodarcza prowadzita K.K., towar w



11.

12.

13.

postaci zaslepek (oston) na samochodowe poduszki powietrzne i emblematy, opatrzone
podrobionymi znakami towarowymi Audi, Volkswagena i Skody. W lokalu K.K. zajeto:
1) 164 sztuk zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych, 158 sztuk
emblematéw oraz 7 sztuk zaSlepek (oston) wraz z emblematami oznaczonych
podrobionymi znakami towarowymi Audi, 2) 77 sztuk zaslepek (oston) do
samochodowych poduszek powietrznych, 81 sztuk emblematéw oraz 22 sztuk zaslepek
(oston) wraz z emblematami oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi
Volkswagena, 3) 15 sztuk zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych,
20 sztuk emblematow oraz 1 sztuke zaslepek (oston) wraz z emblematami oznaczonych
podrobionymi znakami towarowymi Skody. (o$wiadczenia — K. 172-175, przyznane — k.
199-200 i k. 205, wyrok nakazowy — k. — 176-179)

Sad Rejonowy w L. wyrokiem nakazowym z 29 stycznia 2020 r. uznat oskarzona K.
K. winng tego, ze 13 sierpnia 2019 r. w L. prowadzac dziatalno$¢ gospodarcza o nazwie
M. w L., ul. (...) usitowata dokona¢ obrotu towarem m.in. 1) 164 sztuk zaslepek (oston)
do samochodowych poduszek powietrznych, 158 sztuk emblematéw oraz 7 sztuk zaslepek
(oston) wraz z emblematami oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi Audi, 2)
77 sztuk zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych, 81 sztuk
emblematéw oraz 22 sztuk zaslepek (oston) wraz z emblematami oznaczonych
podrobionymi znakami towarowymi Volkswagena, 3) 15 sztuk zaslepek (oston) do
samochodowych poduszek powietrznych, 20 sztuk emblematéw oraz 1 sztuke zaslepek
(oston) wraz z emblematami oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi Skody, tj.
przestepstwa z art. 13 §1 kk. w zw. zart. 305 ust. 1 p.w.p. i1 skazal ja na grzywng w
wysokos$ci 200 stawek dziennych po 40 zt. (wyrok nakazowy — K. 176-179)

Whioskodawcy przed ztozeniem wniosku o udzielenie informacji wzywali K.K. do
dobrowolnego przekazania informacji o wszystkich producentach, dostawcach,
odbiorcach hurtowych i prowadzacych sprzedaz detaliczng oferowanych przez K.K. do
sprzedazy zaslepek (oston) do samochodowych poduszek powietrznych oznaczonych
znakami towarowymi Audi i Volkswagen, liczby towarow, ktore zostaty zakupione,
importowane, zamowione i sprzedane, cen sprzedazy tych towardw, ilosci towarow, ktore

pozostaja w posiadaniu. (wezwania do zaptaty — k. 180-189)



14.

15.

16.
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Sad Okregowy zwazyl.

whniosek o udzielenie informacji jest uzasadniony.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r.
stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed data zgloszenia lub data
pierwszenstwa unijnego znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do
zakazania osobom trzecim, ktore nie maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym,
W odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:
jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towarow
lub ustug, ktore sa identyczne z tymi, dla ktorych znak ten zostat zarejestrowany; jest
identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane
W odniesieniu do towardéw lub ustug, ktore sg identyczne lub podobne do towardow lub
ustug, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia odbiorcow w blad, ktoére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia

oznaczenia ze znakiem towarowym.

Ocena identycznosci lub  podobienstwa znaku  zarejestrowanego  oraz
przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna si¢ opiera¢ na ich zgodnoS$ci
wizualnej, fonetycznej ikoncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywaé catosciowo, a
decydujace znaczenie mie¢ bgdg elementy odrdzniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze
by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania
zmian lub uzupelnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako calosc,
wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostang dostrzezone przez przecigtnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 marca 2003 r. C-291/00 L.) Dwa znaki towarowe
sa do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, sa
przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok
Sadu z 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 M.)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
istnieje, gdy znaczna cze$¢ wihasciwego kregu odbiorcow moglaby zosta¢ sktoniona do
omytkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac,

ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsigbiorstwa), ewentualnie
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20.

mogtaby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsi¢biorstw powigzanych ze
sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 C., z 4
maja 1999 r. w sprawach potaczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22 czerwca 1999 r. w
sprawie C-342/97 L.)

Wiasciwy krag odbiorcéw sklada sie z przecigtnych konsumentdéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi
konsumentoéw moze si¢ roznie ksztaltowa¢ w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug.
(tak wyroki Trybunatu z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 L. , z 6 maja 2003 r. w
sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R. ) Przecietny konsument rzadko ma
mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poroéwnania réznych znakoéw towarowych,
musi zazwyczaj zda¢ si¢ na zachowany w pamiegci niedoskonatly ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wigksze, im silniejszy jest charakter odrozniajacy znaku towarowego,
ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na
rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11 listopada
1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29 wrzes$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspolzalezno$¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsroéd odbiorcow, a jego
charakterem odrdzniajacym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest
jego charakter odrdzniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy si¢ wysoce odrdzniajacym
charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrdd odbiorcow, nalezy rozpatrzyc
wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegdlnosci udziat znaku w rynku,
natezenie, zasi¢g geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsigbiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktorym znak umozliwia zidentyfikowanie towarow
jako pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb
handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 lipca
2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Cigzar udowodnienia sity znaku towarowego i jego

odrdzniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia.
W ust. 3 art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci: a)
umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach; b) oferowanie towarow,

wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem
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22.

lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem; c) przywo6z lub wywoz
towarow pod takim oznaczeniem; d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub
nazwy przedsigbiorstwa, lub jako czeSci tych nazw; e) uzywanie oznaczenia
w dokumentach handlowych i w reklamie; f) uzywanie oznaczenia w reklamie
pordwnawcze] w sposob sprzeczny z dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady

2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje
zakazujaca okreslonych dzialan. Stosuje rowniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1)
Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony)
znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad powinien je, na
wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Przepis art. 130 ust. 2
rozporzadzenia zobowigzuje sady do uzupelniajacego stosowania do unijnych znakéw
towarowych (w kwestiach w nim nieuregulowanych) przepisow prawa krajowego, w tym
procesowych, obowigzujacych w sprawach dotyczacych ochrony znaku krajowego. (ust.3)
Zgodnie z art. 131, do sadow panstwa cztonkowskiego moze by¢, w odniesieniu do
unijnego znaku towarowego, ztozony wniosek o zastosowanie Srodkow tymczasowych (w
tym zabezpieczajacych), jakie, na mocy prawa tego panstwa, stosuje si¢ do krajowego
znaku towarowego. (ust.1) Uprawnionemu do unijnego znaku towarowego shuzyly zatem

przed 1 lipca 2020 r. zadania okreslone w art. 2867 p.w.p.,

Z art. 286% ust. 1 p.w.p. wynika, ze sad wlasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie
praw wilasnosci przemystowej miejsca, w ktorym sprawca wykonuje dziatalnos¢ lub w
ktorym znajduje si¢ jego majatek, takze przed wytoczeniem powodztwa, wniosek
uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z
rejestracji lub osoby, ktorej ustawa na to zezwala o zabezpieczenie roszczen przez
zobowigzanie naruszajgcego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub
prawo z rejestracji do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji, ilo$ci i
cenach towaréw lub uslug naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo
ochronne lub prawo z rejestracji, jezeli wykaze wiarygodne okoliczno$ci wskazujace na

naruszenie.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010490508
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Whnioskodawcy podnosili, ze przysluguje im prawo ochronne na unijne znaki

© @
- (EUTM 000018762), ,,VW” = (EUTM 011238748);

towarowe Audi

»VW” ,,SKODA AUTO" e(EUTM 000933598), SKODA

003065059), ktore to prawo narusza obowigzany, wobec czego zamierza skierowaé wobec

niego powodztwo, ktoérego podstawg prawng jest art. 296 ust. 1 p.w.p., w swietle ktorego

osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, moze zada¢ od osoby, ktora naruszyla to prawo, zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci, a w razie zawinionego
naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody: 1) na zasadach ogoélnych albo
2) poprzez zaptate sumy pieni¢znej w wysokosci odpowiadajacej optacie licencyjnej albo
innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne

tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Nie ulega watpliwosci, ze A., V. i S. s3 wilascicielami graficznych znakéw

/)
\A/‘
(EUTM  000018762), ,VW” (EUTM

2

011238748); ,,VW” ,,SKODA AUTO" e(EUTM 000933598), SKODA

(EUTM 003065059), dla towarow w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej m.in.

towarowych: , Audi”

pojazdy i ich czgs$ci. Wynika to w sposob niewatpliwy ze $wiadectw rejestracji i wydruku

z bazy EUIPO 1 nie byto sporne mig¢dzy stronami.

Co wigcej poza sporem pozostawala takze okoliczno$é, ze K. K. uzywa oznaczen
wysoce podobnych do ww. graficznych unijnych znakéw towarowych. K.K. w
odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, jak i takze na rozprawie poprzedzajacej
wydanie postanowienia w sprawie, nie zaprzeczyta bynajmniej, aby wprowadzane przez
nig do obrotu zaslepki (ostony) do samochodowych poduszek powietrznych, emblematy
i zaslepki (ostony) w jakim$ zakresie roznity si¢ od przyshugujacych wnioskodawcy

uprawnien do graficznych unijnych znakéw towarowych.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010490508
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Zatem zdaniem Sadu wnioskodawcy spehili przestanki wykazania wiarygodnosci
naruszenia ich uprawnie z unijnych znakéw towarowych przez K.K.. W konsekwencji

czego Sad zobligowatl K. K. do udzielenia wnioskowanych informacji.

Wprawdzie w odpowiedzi na wniosek o0 nakazanie udzielenia informacji K.K.
podniosta, ze odmawia udzielenia informacji z uwagi na to, ze ,udzielenie takich
informacji mogtoby narazi¢ jg na odpowiedzialnos$cia karng”, to jednak w przedmiotowej
sprawie art. 286> ust. 6 p.w.p., ktory jest podstawa stanowiska K. K., nie ma

zastosowania.

Jak wynika, z art. 2862 ust. 6 p.w.p. od obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze
uchyli¢ si¢ ten, kto wedlug przepisow Kodeksu postepowania cywilnego moégltby jako
Swiadek odméwic¢ zeznan lub odpowiedzi na zadane mu pytanie. Z kolei z art. 261 § 2
k.p.c. wynika, iz $wiadek moze odmowi¢ odpowiedzi na zadane mu pytanie, jezeli
zeznanie mogloby narazi¢ jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie
poprzedzajacym, na odpowiedzialno$¢ karna, hanbe lub dotkliwa i bezposrednig szkode
majatkowa albo jezeli zeznanie miatoby by¢ potaczone z pogwalceniem istotnej tajemnicy

zawodowej.

Po pierwsze, w art. 2867 ust 6 p.w.p. jest mowa o ,,0sobie”. Z kolei ustawodawca w
art. 286° ust. 112 p.-w.p. w sposob klarowny wskazuje, Zze udzielenia informacji mozna
zada¢ od ,,naruszajacego” (osoba naruszajgca prawa) lub tez od ,,innej osoby” (tj. osoba
posiadajgca towar naruszajacy uprawnienie, osoba korzystajaca z ustug naruszajacych
uprawnienie, osoba $wiadczaca ustugi wykorzystywane w dzialaniach naruszajacych
uprawnienie, osoba wskazana jako uczestnik produkcji, wywarzania lub dystrybucji
towaré6w lub $wiadczenia ustug naruszajacych uprawnienie). W zwigzku z tym gdyby
ustawodawca zamierzat zastosowa¢ do ,,naruszyciela” dyspozycje art. 286% ust 6 p.w.p., to
wskazatby, ze od udzielenia informacji moze uchyli¢ si¢ ,naruszyciel 1 osoba”.
Pominigcie w tym przepisie ,,naruszajacego” wskazuje, ze prawo z ww. przepisu mu nie

przystuguje.

Po drugie, gdyby zaakceptowaé stanowisko K.K., wowczas dosztoby do kuriozalnej
sytuacji, gdzie art. 2862 p.w.p nie mogltby by¢ w rzeczywistosci stosowany. ,,Naruszajacy”
mogltby bowiem w kazdej sytuacji odmowic udzielenia informacji z uwagi na grozacg mu

odpowiedzialno$¢ karng (art. 303-308 p.w.p.). Z kolei celem wskazanych przepisow byla



31.

32.

33.

34.

35.

ochrona ,innych o0s6b”, ktore braly wudziat w naruszeniu uprawnien, przed

samooskarzeniem.

Po trzecie, przepis art. art. 286% ust 6 p.w.p. odwoluje si¢ wprost do instytucji
»swiadka” — [ kto wedlug przepisow Kodeksu postepowania cywilnego moglby jako
$wiadek odmoéwi¢ zeznan lub odpowiedzi na zadane mu pytanie”. Z kolei sytuacja

,haruszyciela” odpowiada raczej sytuacji strony w procesie, a nie $wiadka.

Po czwarte, gdyby nawet dyspozycjc art. 286° ust 6 p.w.p. rozciagnaé na
,haruszyciela” — co w ocenie Sadu jest jednak wykluczone — to zagrozenie
odpowiedzialno$cig karng musi mie¢ charakter rzeczywisty (Komentarz do art. 261 k.p.c.,
Zielinski 2019, wyd. 10. Z kolei w sprawie, co wynika z materiatu dowodowego — wyrok
nakazowy — twierdzen K. K. zawartych w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
oraz informacji przekazanych przez pelnomocnika K. K., toczy si¢ obecnie postgpowanie
karne w przedmiocie obrotu podrobionymi towarami (art. 305 ust. 1 p.w.p.), w tym
towarami oznaczonymi unijnymi znakami towarowymi Wnioskodawcow. Zatem po
stronie  K.K. nie wystepuje ,narazenic na odpowiedzialno$¢ karng”, gdyz

odpowiedzialnos¢ ta jest juz skonkretyzowana, a postepowanie karne jest w toku.

Z tych przyczyn Sad uwzglednitl wniosek o zobowigzanie do udzielenia informacji,
bez ktorych Wnioskodawcy nie majag mozliwosci ustalenia zakresu naruszenia ani
sformutowania roszczen adekwatnych do sposobu dziatania K.K. ipowstatych juz

skutkow naruszenia. (art. 286% ust. 1 w zw. z ust. 4 p.w.p.).

Na podstawie art. 286% ust. 12 p.w.p. w zwiazku z art. 733 k.p.c. Sad wyznaczy}
Whioskodawcg termin dwoch tygodni od wykonania przez K.K. przedmiotowego
postanowienia z wystgpieniem z pozwem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci

lub odszkodowania.

O kosztach postgpowania Sad Okrggowy orzekt na podstawie art. 108 k.p.c. zgodnie
z zasadg odpowiedzialno$ci za wynik procesu, wskazang w art. 98 §1 i § 3 k.p.c. Na
koszty procesu skladalo si¢ w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie profesjonalnego
petnomocnika Wnioskodawcow (1680 zt), optata od wniosku (600 zt) oraz optata od
pelnomocnictw (3 x 17 z1). Zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbgdnych kosztow procesu

strony reprezentowanej przez adwokata/radce prawnego zalicza si¢ wynagrodzenie,



jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego
adwokata/radcy prawnego, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez Sad osobistego
stawiennictwa strony. Wysoko$¢ wynagrodzenia pelnomocnika ustalono na podstawie § 8
ust. 1 pkt 29 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci w sprawie optat za czynno$ci

radcoéw prawnych.



